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POSTANOWIENIE
Dnia 29 grudnia 2020 .

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wiasnosci Intelektualnej w sktadzie:

Przewodniczacy: Sedzia (del.) Agnieszka Gotaszewska

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. Sp. z 0.0. z siedziba w Bielsko-Biatej

z udziatem C. sp. z 0.0. z siedziba w Obornikach

0 udzielenie zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania

postanawia:

oddali¢ wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

Sygn. akt XXII GWo 96/20

Uzasadnienie postanowienia z 29 grudnia 2020 roku

Whioskiem z 11 grudnia 2020 roku (k. 3 i n.) sprecyzowanym w piSmie procesowym z

22 grudnia 2020 roku (k. 1922 i n.), uprawniony A. Spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia
w Bielsko — Bialej wnidst wobec obowigzanego C. Spdlki z ograniczona odpowiedzialno$cia w
Obornikach o zabezpieczenie roszczen o:

1.

zaniechanie naruszania prawa ochronnego do przestrzennego znaku towarowego Unii
Europejskiej o nazwie: ,Bialy Bocian” oraz o numerze 012525804 oraz 018080242
polegajacego na wprowadzaniu do obrotu oraz sprzedazy wodki czystej marki
JZurawie”;

- poprzez zakazanie obowigzanemu wprowadzania do obrotu, importowania lub
sprzedazy wodki ,,Zurawie” w opakowaniu stanowigcym szklana butelke o smuklym
ksztalcie i wydluzonej, dlugiej szyjce o nastepujacych cechach: (i) gawer
przedstawiajacy ptaka w locie, (ii) etykiete przedstawiajaca ptaki w locie; (iii) nakretke
w kolorze szarym, a w szczeg6lno$ci w nastepujacym opakowaniu w postaci butelki:



LURAWE

z jednoczesnym zagrozeniem obowigzanemu nakazaniem zaplaty sumy pienieznej w
kwocie 50.000 zlotych na rzecz uprawnionego na wypadek kazdego naruszenia
obowigzkow okreslonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia;

zaniechanie niedozwolonych dzialan obowiazanego polegajacych na nasladownictwie
gotowego produktu w postaci wodki ,,Leca Zurawie” oraz calej serii produktéw ,Bialy
Bocian”, poprzez skopiowanie zewnetrznej postaci produktu wodki ,Leca Zurawie”
oraz calej serii wodek i napojow spirytusowych ,Bialy Bocian” w postaci
charakterystycznej butelki, zgodnej ze znakiem towarowym Unii Europejskiej o
nazwie ,Bialy Bocian” o numerze 012525804 oraz 018080242 na zasadzie art. 13
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- poprzez zakazanie obowiazanemu wprowadzania do obrotu, importowania lub
sprzedazy wodki ,Zurawie” w opakowaniu stanowigcym szklang butelke o smuklym
ksztalcie i wydluzonej, dlugiej szyjce o nastepujacych cechach: (i) gawer
przedstawiajacy ptaka w locie, (ii) etykiete przedstawiajaca ptaki w locie; (iii) nakretke
w kolorze szarym, a w szczeg6lno$ci w nastepujacym opakowaniu w postaci butelki:

LURAWE

z jednoczesnym zagrozeniem obowigzanemu nakazaniem zaplaty sumy pienieznej w
kwocie 50.000 zlotych na rzecz uprawnionego na wypadek kazdego naruszenia
obowigzkow okreslonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia;

zaniechanie niedozwolonych dzialann obowigzanego polegajacych na wprowadzeniu do
obrotu towaru w postaci wodki ,Zurawie” w charakterystycznej butelce, podobnej do
znaku towarowego Unii Europejskiej o nazwie ,Bialy Bocian” o numerze 012525804



oraz 018080242, ktore wprowadzaja klientow w blad co do pochodzenia towaru od
uprawnionego, na zasadzie art. 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- poprzez zakazanie obowiazanemu wprowadzania do obrotu, importowania lub
sprzedazy wodki ,,Zurawie” w opakowaniu stanowigcym szklang butelke o smuklym
ksztalcie i wydluzonej, dlugiej szyjce o nastepujacych cechach: (i) gawer
przedstawiajacy ptaka w locie, (ii) etykiete przedstawiajaca ptaki w locie; (iii) nakretke
w kolorze szarym, a w szczegblnoSci w nastepujacym opakowaniu w postaci butelki:

L |

JURWE

z jednoczesnym zagrozeniem obowigzanemu nakazaniem zaplaty sumy pienieznej w
kwocie 50.000 zlotych na rzecz uprawnionego na wypadek kazdego naruszenia
obowiagzkow okre$lonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia;

o zaniechanie niedozwolonych dzialan polegajacych na wykorzystaniu renomy
uprawnionego przez upodobnienie opakowania wodki ,Zurawie” do opakowan wodki
,Leca Zurawie” oraz serii wodek i wodek smakowych ,Bialy Bocian”; wykorzystanie
koncepcji serii wodek ,Bialy Bocian” i ,Leca Zurawie” oraz pozycjonowanie wodek
,Leca Zurawie” obok wodek ,Bialy Bocian” lub ,Leca Zurawie”, na zasadzie art. 3 ust.
1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- poprzez zakazanie obowigzanemu wprowadzania do obrotu, importu oraz
sprzedazy wodki ,,Zurawie” w opakowaniu stanowigcym szklang butelke o smuklym
ksztalcie i wydluzonej, dlugiej szyjce o nastepujacych cechach: (i) gawer
przedstawiajacy ptaka w locie, (ii) etykiete przedstawiajaca ptaki w locie; (iii) nakretke
w kolorze szarym, a w szczego6lnoSci w nastepujacym opakowaniu w postaci butelki:
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z jednoczesnym zagrozeniem obowigzanemu nakazaniem zaplaty sumy pienieznej w
kwocie 50.000 zlotych na rzecz uprawnionego na wypadek kazdego naruszenia
obowiagzkow okres$lonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia.

Postanowieniem z 29 grudnia 2020 roku (k. 2223) Sad oddalit przedmiotowy
wniosek.

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

P. Spoéltka Akcyjna w Bielsko — Bialej jest producentem serii wodek obecnych na rynku
pod marka ,Bialy Bocian”. Prace koncepcyjne nad projektem butelki oraz etykiety trwaly w
latach 2013-2014 (dowod: wydruk korespondencji e-mail k. 102-130). Serie wodek
zapoczatkowal produkt przedstawiony ponize;j:

Obecnie seria ta obejmuje produkty zobrazowane ponizej — oferowane w rdéznych
smakach:



BOCTAN
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W latach 2016-2020 naklady na promocje alkoholi z serii ,,Bialy Bocian” przekraczaly
(...) zlotych (dowdd: oswiadczenie k. 150). Wodka ,Bialy Bocian” byla nagradzana m.in.
godlem promocyjnym ,(...)" (dowdd: potwierdzenie przyznania nagrody k. 187). Jest
wymieniana w publikacjach dotyczacych napojow alkoholowych (dowdd: wydruki k. 199-
215).

A. Spolka z o.0. jest podmiotem prawa ochronnego do przestrzennego znaku
towarowego Unii Europejskiej Bialy Bocian o numerze 018080242 i graficznym
przedstawieniu, jak ponizej — dla towaréw z klasy 33 (napoje alkoholowe — za wyjatkiem
piwa, preparaty do produkcji napojow alkoholowych, preparaty alkoholowe do sporzadzania
napojow) (dowdd: swiadectwo rejestracji k. 135-137):




W Urzedzie Unii Europejskiej ds. WlasnosSci Intelektualnej zarejestrowany zostal na
rzecz S. SA przestrzenny znak towarowy o numerze 012525804 i graficznym przedstawieniu,
jak ponizej (dowdd: swiadectwo rejestracji k. 132-133):

W Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasno$ci Intelektualnej zarejestrowany zostal na
rzecz S. SA stlowny znak towarowy Bialy Bocian o numerze 012550828 (dowéd: $wiadectwo
rejestracji k. 140).

W dniu 30 marca 2016 roku A. Sp. z o.0. jako licencjodawca zawarla z P. Spotka
Akcyjng jako licencjobiorca umowe licencyjna na korzystanie przez licencjobiorce z ze znaku
towarowego Unii Europejskiej, zarejestrowanego pod numerem CT-012525804 (dowdd:
umowa k. 142-148).

Wobdka Bialy Bocian jest obecna na rynku (dowdd: dokumentacja fotograficzna k.
152-178). Na rzecz A. Sp. z o.o. zostaly zarejestrowane przestrzenne znaki towarowe o
przedstawieniach graficznych odpowiadajacych wizerunkowi smakowych wodek Bialy Bocian
i o numerach:

- 018073997 — znak Bialy Bocian Cytryna;

- 018073999~ znak Bialy Bocian Malina;

- 018074000- znak Bialy Bocian Pigwa;

- 018074001- znak Bialy Bocian Czarna Porzeczka;

- 018074002- znak Bialy Bocian Sliwka;

- 018074004 — znak Bialy Bocian Bio Sliwka;

- 018079662 — znak Bialy Bocian Bio Wi$nia;

- 018079663- znak Bialy Bocian Wisnia;

- 018073995- znak Bialy Bocian Cytryna na miodzie gryczanym,;
- 015827141- znak stlowny Czarny Bocian.

Znaki zostaly zarejestrowane w klasie 33 obejmujacej napoje alkoholowe — za
wyjatkiem piwa, preparaty do produkcji napojow alkoholowych, preparaty alkoholowe do
sporzadzania napojow (dowdd: swiadectwa rejestracji EUIPO k. 275-311).

Takze smakowe wodki Bialy Bocian byly nagradzane (zaswiadczenia k. 313.-320).



W grudniu 2019 r. A. Sp, z o.0. zglosila w Urzedzie Patentowym RP znak towarowy
slowno-graficzny ,Leca Zurawie”, a takze znak slowno-graficzno-przestrzenny o
przedstawieniu, jak ponizej:

ZURAWIE :

% A
LURAWIE

W postepowaniach przed Urzedem Patentowym zostaly wniesione sprzeciwy (dowéd:
wydruk z bazy danych Urzedu Patentowego RP k. 321-323, 325-327). W dniu 19 grudnia
2019 roku zostal zawarty aneks do umowy licencyjnej z 30 marca 2016 r. — na podstawie
ktoérego licencjobiorca uzyskal licencje do zgloszonych w grudniu 2019 r. znakéw towarowych
»Leca Zurawie” (dowdd: aneks k. 329).

W dniu 29 stycznia 2020 r. P. Akcyjna sprzedala na rzecz Z.P. prowadzgcego
dzialalnoéé gospodarcza pod nazwa ,T.” (...) sztuk butelek wodki ,Lecg Zurawie” za kwote
(...)zlotych (dowdd: faktura VAT nr (...)k. 332). W maju 2020 r. C. Sp. z 0.0. w Obornikach
wprowadzila na rynek wodke ,Zurawie” oferowana w butelkach, jak ponizej:
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LURAWE

Butelki wodki ,,Zurawie” sa eksponowane w sklepach na polkach obok butelek wodki
»Bialy Bocian” (dowdd: dokumentacja fotograficzna oraz notatki k. 334-1884).



Powyzszy stan faktyczny Sad ustalit na podstawie zalaczonych przy wniosku
dokumentow, wydrukow oraz fotografii.

Whniosek podlegal oddaleniu.

Zgodnie z art. 730* § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia moze zada¢ kazda strona lub
uczestnik postepowania, jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu
zabezpieczenia. Przeslanki te powinny zostaé¢ spelnione kumulatywnie. Uprawniony opart
roszczenia, ktorych zabezpieczenia dochodzil wnioskiem, na przepisach ustawy z 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz na przepisach rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej. Obie podstawy wniosku wymagaly osobnego rozwazenia — w kontek$cie
przestanki uprawdopodobnienia roszczen.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Jako podstawe roszczen stanowigcych przedmiot wniosku o udzielenie zabezpieczenia
uprawniony wskazal na art. 10, art. 13 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem
nieuczciwej konkurencji jest nasladowanie gotowego produktu, polegajace na tym, ze za
pomoca technicznych $rodkéw reprodukeji jest kopiowana zewnetrzna posta¢ produktu,
jezeli moze wprowadzi¢ klientobw w blad co do tozsamosci producenta lub produktu (k. 37 -

44).

Z kolei zgodnie z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem
nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towaréw lub ustug lub jego brak, ktére moze
wprowadzi¢ w blad klientow co do pochodzenia, iloSci, jako$ci, skladnikéw, sposobu
wykonania, przydatno$ci, mozliwosci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych
istotnych cech towaréw albo ustlug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wiaze sie z korzystaniem z
nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takze wprowadzenie do obrotu towaréw w
opakowaniu mogacym wywola¢ skutki okreslone w ust. 1 przepisu, chyba, ze zastosowanie
takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem
nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli
zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta.

Art. 13 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji

Przeslanka czynow nieuczciwej konkurencji, o ktorych mowa w art. 13 ust. 1 oraz w
art. 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest mozliwo§¢ wprowadzenia w
blad klienta co do tozsamos$ci producenta lub produktu — ze wzgledu na nasladownictwo
gotowego produktu (jego zewnetrznej postaci) lub ze wzgledu na wprowadzenie produktu do
obrotu w oznaczonym opakowaniu.



W ocenie Sadu na gruncie materialu dowodowego zalaczonego przy wniosku nie
sposOb uznaé, ze miedzy produktem uprawnionego — wodka ,Leca Zurawie”, a produktem
obowigzanego — wodka ,Zurawie” istnieje relacja rynkowa tego rodzaju, ze moze dojéc do:

- wprowadzenia w blad klienta co do pochodzenia produktu ,Zurawie” od producenta
produktu ,Leca Zurawie”;

- wprowadzenia w blad klienta polegajacego na tym, ze klient zainteresowany nabyciem
wodki ,Leca Zurawie” (produktu uprawnionego) nabedzie wodke ,,Zurawie” (produkt
obowiazanego).

Aby istniala wskazana wyzej mozliwo$¢ wprowadzenia w blad konsumenta,
konsument musi kojarzyé produkt ,Leca Zurawie”. W $wietle zalaczonych przy wniosku
dowodow — uprawniony nie uprawdopodobnil, Ze konsument kojarzy produkt ,Leca
Zurawie”. Kojarzenie przez konsumenta produktu ,Leca Zurawie” stanowi oczywista
konsekwencje obecnoéci tego produktu na rynku. Jedynym dowodem odnoszacym sie do
przedmiotowego produktu jest Zalqcznik nr 41 do wniosku o zabezpieczenie, powolany w
przypisie Nr 43 do wniosku (k. 332). Jest to faktura VAT nr (...) wystawiona w dniu 29
stycznia 2020 r. przez P. SA w Bielsko — Bialej na rzecz Z.P. , prowadzacego dzialalnosé
gospodarcza pod nazwa ,,T.”. Wedlug jej treSci — dokumentowac¢ ma ona sprzedaz (...)sztuk
butelek wodki ,Leca Zurawie” za kwote (..) zlotych. Powyiszy dokument nie jest
wystarczajacy dla przyjecia obecnosci na rynka wodki ,Leca Zurawie” oraz jej
rozpoznawalno$ci przez konsumentéow. W szczegbélno$ci, uprawniony nie dolaczyl
dokumentacji fotograficznej ze sklepéw, z ktérej wynikaloby, ze wodka ,Leca Zurawie” jest
obecna na rynku, eksponowana i stanowi przedmiot obrotu. Jest to znamienne o tyle, ze do
wniosku zostala zalaczona nader obszerna dokumentacja fotograficzna wskazujaca na obrot
produktem ,Bialy Bocian” oraz produktem ,Zurawie” (Zalgcznik nr 14 oraz Zalgcznik nr 42
do wniosku). Co wiecej, do wniosku nie zostaly zalgczone takze zadne $rodki, przy pomocy
ktorych uprawniony uprawdopodobnilby dzialania marketingowe, reklamowe, czy
promocyjne w stosunku do wodki ,Leca Zurawie” — w postaci materialéw promocyjnych,
reklamowych, czy dokumentow ksiegowych potwierdzajacych wydatkowanie okre$lonych
kwot na promocje produktu - co standardowo poprzedza wprowadzenie towaru na rynek.
Wobec powyzszych brakow — zlozenie jedynie faktury VAT nie jest wystarczajgce w ocenie
Sadu dla wykazania faktycznej obecnos$ci na rynku (a w konsekwencji takze rozpoznawalnoSci
przez konsumentéw) produktu ,Leca Zurawie”. Zawarte we wniosku stwierdzenie ,Wodka
Leca Zurawie osiagnela ogromny sukces rynkowy” (k. pkt 2.24 — k. 26) nie zostalo niczym
poparte. Wobec powyzszego, nie mozna mowi¢ o uprawdopodobnieniu przez uprawnionego
ryzyka wprowadzenia konsumentéow w blad w ten sposéb, ze konsument nabedzie wodke
,Zurawie” zamiast wodki ,Lecg Zurawie” — objetej intencja jej nabycia. Skoro bowiem
uprawniony nie uprawdopodobnil obecnosci na rynku woédki ,Leca Zurawie”, nie
uprawdopodobnit takze jej rozpoznawalnosci przez konsumenta, a w konsekwencji — nie
uprawdopodobnil, aby zamiarem konsumenta bylo nabycie wodki ,,Leca Zurawie”. Podobnie
— nie uprawdopodobnil, aby moglo dojéé¢ do konfuzji w zakresie producenta wodki ,,Zurawie”
i producenta wodki ,,Leca Zurawie” — skoro nie zostala wykazana obecno$¢ tej ostatniej wodki
na rynku.

Sad mial na wzgledzie i te okoliczno$¢, ze — zgodnie z twierdzeniami wniosku - wodka
~Zurawie” zostala wprowadzona do obrotu przez obowigzanego w maju 2020 r. (pkt 2.25
wniosku), zaé faktura VAT dokumentujgca sprzedaz wodki ,Leca Zurawie” pochodzi z kofica
stycznia 2020 r. Zwazywszy, iz wprowadzenie na rynek wodki ,,Zurawie” oraz wprowadzenie
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na rynek (o ile zostaloby uprawdopodobnione) wodki ,Leca Zurawie” dzielilyby 4 miesigce
(luty — maj 2020 r.), trudno méwi¢ o czynie nieuczciwej konkurencji obowigzanego,
polegajacym na nasladowaniu produktu ,Leca Zurawie” przez produkt ,Zurawie”. Biorac pod
uwage proces przygotowania nowego produktu do wejscia na rynek, zaprojektowania i
wytworzenia opakowan, etykiet, zaplanowania z odpowiednim wyprzedzeniem dzialan
promocyjnych i reklamowych — w ocenie Sadu z duza doza prawdopodobienstwa mozna
przyja¢, ze w koncu stycznia 2020 r. (fj. w okresie, z ktorego pochodzi faktura VAT
stanowiaca Zalacznik nr 41 do wniosku, dotyczaca wodki ,Leca Zurawie”), proces
przygotowania wodki ,,Zurawie” do wejécia na rynek byl juz mocno zaawansowany. Takze w
tym kontekScie nie mozna moéwi¢ o uprawdopodobnieniu przez uprawnionego popehienia
przez obowigzanego czynu nieuczciwej konkurencji. Czyn taki zawsze powinien speliaé
przestanki z art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji —
tj. cechowat sie sprzecznoscia z prawem lub dobrymi obyczajami. Powyzsza przestanka nie
zachodzi w sytuacji, gdy dwoch przedsiebiorcow rownolegle (albo — niemal réwnolegle)
wprowadza na rynek swoje produkty.

W konsekwencji, czyny nieuczciwej konkurencji, o ktérych mowa w art. 13 ust. 1 oraz
10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozwaza¢ mozna jedynie w kontekscie
produktéw ,Bialy Bocian” (uprawnionego) oraz ,Zurawie” (obowigzanego) — a nie produktow
,Leca Zurawie” (uprawnionego) oraz ,Zurawie” (obowigzanego).

W ocenie Sadu uprawniony nie uprawdopodobnil spelnienia zawartej w obu
powolanych przepisach (tj. art. 13 ust. 1 i art. 10 ust. 2) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji przestanki mozliwoéci wprowadzenia w blad klienta (konsumenta):

- co do pochodzenia produktu ,Zurawie” od producenta produktu ,Bialy Bocian”;
- polegajacego na tym, ze klient zainteresowany nabyciem wodki ,Bialy Bocian”

(produktu uprawnionego) nabedzie wodke ,Zurawie” (produkt obowigzanego).

Dla oceny przestanki mozliwo$ci wprowadzenia klienta w blad znaczenie ma wzorzec
konsumenta, jaki zostanie przyjety. Jest to, zgodnie z orzecznictwem, wzorzec konsumenta
uwaznego, rozsadnego oraz nalezycie, prawidlowo poinformowanego, wykazujacego
minimum przecietny stopien uwagi przy dokonywaniu zakupu (por. wyrok SN z 23 kwietnia
2008 roku, III CSK 377/07, Legalis). W niniejszej sprawie wzorzec ten obejmuje §wiadome,
rozeznane, dobrze poinformowane osoby zainteresowane nabyciem produktu, jakim jest
wodka.

Przyjmujac wskazany wzorzec, w ocenie Sagdu mozliwo$¢ wprowadzenia w blad jest
wykluczona przez nastepujace okolicznosci:

1. odmienng nazwe obu produktéw, wyraznie uwidoczniong na ich etykietach —
ktore wyklucza wprowadzenie w blad co do produktu (woédka ,Zurawie” jest innym
produktem, niz wodka ,,Bialy Bocian”);

2. wyrazne i trwale oznaczenie producenta (na produktach uprawnionego) oraz
importera (na produktach obowigzanego). W $wietle orzecznictwa umieszczenie
oznaczenia na produkcie stanowigcym nasladownictwo cudzego wytworu
przesadza o wykluczeniu mozliwosci wprowadzenia w blad. Sad Najwyzszy w
wyroku z 11.7.2002 1., I CKN 1319/00 wuznal, ze ‘'"wyczerpujace i
wyrazne oznaczenie producenta na opakowaniu oraz trwale umieszczenie znaku
towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzonym do
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obrotu wylacza mozliwo§é wywolania btedu zar6wno co do tozsamosci producenta,
jak i produktu" w rozumieniu art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie mozna zatem mowi¢ o mozliwosci wprowadzenia w blad co do tozsamosci
samego produktu, jak i producenta wtedy, gdy konkurujacy produkt jest wyraznie
i trwale oznaczony nazwa i znakiem towarowym producenta (wyrok Sqdu
Apelacyjnego w Krakowie z 21.1.2014 r., I ACa 1434/13, Legalis);

rozne proporcje butelek w obu produktach — butelka uprawnionego jest wyraznie
wyzsza i smuklejsza, niz butelka w produkcie obowigzanego (do wynika m.in. z
fotografii na k. 334, 1809, 1813, 1817, 1829, 1831, 1849, 1872);

odmienng grafike etykiety — obejmujaca zar6éwno zastosowana czcionke, jak i
kolory. W etykietach wodek z serii ,,Bialy Bocian” zastosowany jest konsekwentnie
taki sam wzér — prostokatna etykieta podzielona jest pionowo na 2 pola,
przedzielone Srodkowym paskiem, przy czym kolory obu pél albo kolory paska i
pola sa kontrastujgce. Podstawowy produkt uprawnionego z serii ,,Bialy Bocian”,
zobrazowany ponizej ma etykiete prostokatna, granatowo- srebrzysta, a kontrast
koloréw jest wyraznie zaznaczony:

Z kolei etykieta produktu obowigzanego jest pastelowa, utrzymana w jasnych barwach
(bialy, jasnoszary, blekit) i nie ma ksztaltu prostokata. Nazwa produktu uprawnionego
umieszczona jest w gornej czeéci etykiety, a nazwa produktu obowigzanego — w
centralnej czesci etykiety. Wyraznie rozne sa takze czcionki, uzyte na obu etykietach.

Majac na uwadze wskazane wyzej liczne réznice, w tym tak istotne, jak nazwa
produktu, wywolujgca skojarzenia z ré6znymi ptakami, obecnoé¢ oznaczen producenta oraz
importera, a takze rb6zna kompozycje, ksztalt, kolorystyke etykiet — w ocenie Sadu
uprawniony nie wykazal prawdopodobienstwa, ze konsument zostanie wprowadzony w blad
co do produktu lub producenta tylko z tego wzgledu, ze oba towary (wodki) oferowane sg w
butelkach z wydtuzonymi szyjkami oraz grawerem ptaka (r6znym) na butelce.

Do zakwestionowania powyzszych spostrzezen nie mogly, w ocenie Sadu, prowadzi¢
przedstawione przez uprawnionego w treSci wniosku diagramy obrazujace oceny dokonane
przez konsumentéw. Sad wskazuje, ze z analizy fragmentéow badania w tre$ci wniosku
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wynikaja okolicznosSci dokladnie przeciwne, niz objete twierdzeniami wnioskodawcy. Z
diagramu umieszczonego w gornej czeSci k. 17, zatytulowanego ,Akceptacja stwierdzen”
wynika bowiem, ze:

- 63% badanych konsumentéw nie zgadza sie z twierdzeniem ,Bialy Bocian i
Zurawie to wodki z jednej serii wodek tego samego producenta”;

- 52% badanych konsumentéw nie zgadza sie z twierdzeniem ,Wodka Zurawie
to kontynuacja linii wodek Bialy Bocian”.

Dla obu diagraméw opinie ,Zdecydowanie sie nie zgadzam” zostaly zaznaczone
kolorem ciemnozielonym, a opinie ,Raczej sie nie zgadzam” zostaly zaznaczone kolorem
jasnozielonym. Odsetek konsumentéw, ktérzy nie dostrzegaja zwigzku miedzy produktami
,Bialy Bocian” i ,Zurawie” jako pochodzacymi od jednego producenta lub nalezacymi do
jednej linii produktéw jest duzo wiekszy, niz odsetek tych konsumentéw, ktorzy taki zwigzek
dostrzegaja. Jezeli ma sie na uwadze, ze produkty byly prezentowane konsumentom w ten
sposoOb, iz etykiety byly widoczne z przodu, a konsumenci nie mogli zapoznaé sie z
oznaczeniami producenta oraz importera umieszczonymi z tyhu etykiety — to nalezy uznac, ze
w przypadku, gdy konsumenci beda mieli mozliwo$¢ zapoznania sie z etykietami, odsetek
osob, ktore nie dostrzegaja zwigzku miedzy oboma produktami istotnie wzro$nie. Na
marginesie Sad wskazuje, ze konkluzja omawianego badania (,,63% oséb pijacych biala wodke
zgadza sie, ze Bialy Bocian i Zurawie to wodki z jednej serii wodek tego samego producenta, a
52% uwaza, ze Wodka Zurawie to kontynuacja linii wodek Bialy Bocian”) jest dokladnie
odwrotna od tego, co wynika z przedstawionych diagramoéw. Dodatkowo, przedmiotowy
diagram jest z kolei w swej tresci przeciwny do diagramu w raporcie z badania (Zalgcznik Nr
22- slajd 31, k. 247) — przy czym nie wiadomo, ktora z wersji diagramu (zaprezentowana we
wniosku, czy zalaczona jako raport z badania) oddaje prawidlowo wyniki badania. W §wietle
pozostalych wynikéw badania nie jest to jednoznaczne, przykladowo z k. 263 wynika, ze
ponad polowa uczestnikow badania nie utozsamiala butelek, w ktorych znajdowaly sie
produkty uprawnionego i obowigzanego.

Z tego wzgledu, w ocenie Sadu, uprawniony nie uprawdopodobnil mozliwo$ci
wprowadzenia w blad klientéw przez fakt oferowania przez obowigzanego wodki ,Zurawie” w
opakowaniu, w jakim produkt jest dostepny na rynku — ani co do tozsamos$ci produktow
uprawnionego i obowigzanego, ani co do tozsamo$ci ich producentéw. W konsekwencji,
uprawniony nie uprawdopodobnil roszczenn wywodzonych z art. 13 ust. 11 10 ust. 2 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Sad podziela obecny w orzecznictwie poglad o koniecznosci bardzo restrykcyjnego
stosowania art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do takich
stanow faktycznych, ktore podlegaja ocenie na gruncie przepisow szczegbdlnych powolanej
ustawy (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z 24.6.2013 r., I ACa 324/14, Legalis,
zgodnie z ktéorym ,budowanie zakazu nasladownictwa na podstawie klauzuli generalnej
ustanowionej w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest co do zasady
niedopuszczalne. Jedynie wyjatkowo taki sposob postepowania konkurenta z wlasnym
produktem moze byé¢ uznany za delikt nieuczciwej konkurencji w postaci dzialania nie
dajacego sie pogodzi¢c z dobrymi obyczajami”). Takze doktryna wskazuje, iz
wszelkie watpliwosci interpretacyjne zwiazane z ewentualng mozliwoScig skorzystania z
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funkcji uzupelniajacej klauzuli generalnej nalezy rozstrzygac in favorem libertatis (por. S.
Soltysinski, S. Gogulski, M. Pozniak — Niedzielska, A. Nieweglowski, Komentarz do art. 13
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, red. J. Szwaja, Legalis). W konsekwencji, Sad
uznal, iz ani nasladownictwo produktu ani wprowadzenie towaru do obrotu w opakowaniu,
ktore wprowadzi¢ klientoéw w blad, nie moze byé oceniane na gruncie art. 3 ust. 1 ustawy z 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zatem, jedynymi dzialaniami obowigzanego, ktore moglyby podlega¢ ocenie przez Sad
z punktu widzenia art. 3 ust. 1 powolanej ustawy sa:

1. skopiowanie przez obowigzanego koncepcji wodek, z ktorych kazda seria (linia)
sygnowana bedzie oznaczeniem konkretnego szlachetnego polskiego ptaka;

2. pozycjonowanie produktu obowigzanego na rynku obok produktéw uprawnionego —
w ten sposo6b, aby wywolywaé wrazenie pochodzenia obu produktéw od tego samego
uprawnionego (k. 48-49).

Odnoszac sie do pierwszej z okolicznos$ci — w ocenie Sadu na podstawie zalaczonych
do wniosku dokumentow nie sposob uznaé, aby uprawniony uprawdopodobnil istnienie oraz
rozw0j koncepcji produkeji wodek sygnowanych oznaczeniem kolejnych ptakow. Twierdzenia
wniosku sg w tym zakresie niespojne. Z jednej strony uprawniony wskazuje, ze seria miata
zakladaé¢ wdrozenie konceptu wodek, ktorych nazwy beda nawigzywaé do ptakow brodzacych
(pkt 1.3 wniosku), do czego nawigzywac¢ miala butelka z cienka, dtuga szyja (pkt 1.2 wniosku),
za$ z drugiej — wskazuje, iz rozpoczecie prac nad wprowadzeniem przez uprawnionego na
rynek serii wodek wykorzystujacych motyw ptaka potwierdza wydruk zgloszenia do Urzedu
Patentowego RP znaku towarowego o nr Z. 508113 (pkt 7.6. wniosku). Zgloszenie to, zawarte
w Zalgczniku Nr 44 do wniosku dotyczy znaku towarowego ,sowa” — przy czym nie ulega
watpliwosci, ze sowa nie nalezy do ptakow brodzacych i nie ma dhugiej, cienkiej szyi. Nadto,
zwazywszy, ze wodka ,Bialy Bocian” obecna jest na rynku od 2016 r. — brak jakichkolwiek
dzialan polegajacych na wprowadzaniu kolejnych wdédek oznaczanych nazwami ptakow przez
ponad 3 lata (zgloszenie znaku ,,sowa” pochodzi z konca 2019 roku, podobnie, jak zgloszenie
znaku ,Leca Zurawie” pochodzi z grudnia 2019 roku) nie pozwala przyjaé za
uprawdopodobnione, iz uprawniony od poczatku zakladal i konsekwentnie realizowal
wprowadzenie do obrotu kolejnych serii wodek oznaczonych nazwami ptakéw. Wskaza¢ przy
tym nalezy, iz nierealizowana i niezmaterializowana koncepcja nie podlega ochronie przy
pomocy praw wylacznych. Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mozna
rozwazac jej ochrone wylacznie w kontek$cie naruszenia tajemnicy przedsiebiorstwa (a nie
nas$ladownictwa produktu, czy opakowania, ktére moze wprowadzi¢ w blad konsumenta).

Odnoszac sie z kolei do drugiej z okolicznosci:

- w ocenie Sadu uprawniony nie uprawdopodobnil, aby to w nastepstwie
dzialan obowigzanego dochodzilo do umieszczania produktu ,,Zurawie”
oraz produktu ,Bialy Bocian” w okreSlonych ustawieniach w handlu
detalicznym,;

- z uwagi na niespelienie przestanek, o ktorych mowa w art. 10 i 13
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, trudno upatrywaé w
umieszczeniu obok siebie produktu uprawnionego ,,Bialy Bocian” oraz
produktu  obowiazanego ,Zurawie” zagrozenia dla intereséw
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uprawnionego — czego wymaga art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

- wnioskowany sposob zabezpieczenia (zakazanie wprowadzania do
obrotu, importu i sprzedazy wodki ,Zurawie”) jest nieadekwatny do
treSci roszczenia — obejmujacego w istocie zakaz pozycjonowania
produktéw obowiazanego oraz uprawnionego obok siebie w sprzedazy
detalicznej (k. 1925). Jednocze$nie, w ocenie Sadu, modyfikacja
zadanego sposobu zabezpieczenia (poprzez zakaz pozycjonowania
produktéw obok siebie) jest niedopuszczalna i stanowilaby orzeczenie
poza granicami wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Wreszcie, z
zalaczonych do wniosku materialow wynika, ze kazdy sposéb obecnosci
produktu obowigzanego ,Zurawie” oraz produktu uprawnionego ,Bialy
Bocian” uprawniony uznaje za pozycjonowanie produktu obowiazanego
na rynku kosztem produktu uprawnionego. Z przedlozonego przy
wniosku materialu fotograficznego wynika bowiem, Ze uprawniony
kwestionuje (i traktuje jako pozycjonowanie) takze i takie sytuacje, w
ktorych produkty obowigzanego i uprawnionego eksponowane sg w
odleglosci od siebie, a nawet na zupelie innych pétkach wystawy w
sklepie (por. np. k. 1866, 1868, 1717, 1723, 1729, 1745, 1747, 1769) — O,
zdaniem Sadu, wykracza poza pojecie ,wykorzystania renomy poprzez
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pozycjonowanie wodek ,,Bialy Bocian” obok wodek ,,Zurawie””.

Ze wzgledu na wskazane przyczyny, Sad uznal, iz uprawniony nie uprawdopodobnit
roszczen, jakie przysluguja mu na podstawie przepiséw ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wobec obowigzanego w zwigzku z wprowadzeniem przez
obowigzanego na rynek woédki ,Zurawie”. Wobec powyiszego, wniosek o zabezpieczenie
roszczen opartych na tych przepisach nalezalo oddalic¢.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiegco i Rady (UE) 2017/1001 w_sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z 14 czerwca 2017 roku stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wlasciciela nabytych przed data zgloszenia lub data pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego, wlasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom
trzecim, ktére nie maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do
towar6ow lub ustug, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do
towarow lub uslug, ktére sa identyczne z tymi, dla ktorych znak ten zostal
zarejestrowany;

- jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest
uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne lub podobne do
towarow lub ushlug, dla ktorych znak ten zostal zarejestrowany, jezeli istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad, ktore obejmuje
prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym,;

- jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od
tego, czy jest ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne,
podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany w
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przypadku, gdy cieszy sie on renoma w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$é lub jest szkodliwe dla
odroézniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Uprawniony wywodzil swoje roszczenia z faktu naruszenia przez obowigzanego praw
ochronnych do unijnych znakéw towarowych, o charakterze przestrzennym oznaczonych
numerami 012525804 oraz 018080242 — o przedstawieniach graficznych wskazanych
ponizej:

W odniesieniu do znaku o numerze 012525804 i graficznym przedstawieniu, jak
ponizej:

uprawniony nie wykazal legitymacji do dochodzenia roszczen na podstawie przepisow
rozporzadzenia. Znak zarejestrowany jest bowiem na rzecz S. SA, a nie na rzecz
uprawnionego (dowdd: Swiadectwo rejestracji k. 132-133). Oceny powyzszej nie zmienia
tre§¢ umowy licencyjnej przedlozonej przy wniosku o zabezpieczenie, opatrzonej data 30
marca 2016 roku. Umowa ta stanowi o udzieleniu przez uprawnionego na rzecz P. SA licencji
do korzystania ze znaku nr 012525804 — ale nie stanowi ona potwierdzenia, ze uprawniony
pozostaje podmiotem prawa, co do ktorego udzielit licencji. Z treéci $wiadectwa
rejestracyjnego wynika okoliczno$c¢ przeciwna.

Niezaleznie od powyzszego — w ocenie Sadu uprawniony nie uprawdopodobnil
naruszenia prawa do znaku towarowego oznaczonego numerem 012525804.

Ocena identycznosci lub podobiefistwa znaku unijnego oraz przeciwstawianego mu
oznaczenia opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy

15



porownywaé calo$ciowo, a decydujace znaczenie beda mie¢ elementy odrbzniajace, a nie
opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza -
bez dokonywania zmian lub uzupelien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako
calo$¢, wykazuje nieznaczne roéznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego
konsumenta (tak wyrok Trybunatlu Sprawiedliwo$ci z 20.03.2003 r. C-291/00 L. ). Dwa znaki
towarowe sa do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okre$lonego kregu odbiorcéow sa
przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sadu z
23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M.). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg
identyczne, czy tez mozna moéwié¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny
wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich calo$ciowego oddzialywania na
percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego
konsumenta (tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwo$ci z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L.,
z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P. ).

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
istnieje, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow moglaby zostaé skloniona do
omylkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze
dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby
uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze soba
gospodarczo (tak wyroki Trybunalu Sprawiedliwos$ci z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C., z
4.05.1999 r. w sprawach polgczonych C-108/97, C-109/97 W. , z 22.06.1999 r. w sprawie C-
342/97 L.).

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposob
calosciowy, wedlug sposobu postrzegania okreSlonego konsumenta, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegoblnie wzajemnej zaleznoSci
miedzy podobienstwem oznaczen i towaréow lub uslug, ktérych one dotycza (tak wyroki
Trybunatu Sprawiedliwosci z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23.03.2006 r. w sprawie C-
206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M. , z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P.).

Znak towarowy oznaczony numerem 012525804 jest znakiem przestrzennym.
Calo$ciowo stanowi on butelke opatrzong prostokatng etykietg, ktorej géorna czes¢ jest czarna,
a dolna — biala. Na etykiecie znajduje sie napis ,,Bialy Bocian” oraz zlote elementy graficzne. Z
kolei znak obowigzanego to butelka o innych proporcjach, opatrzong etykieta z inng nazwa, w
innych kolorach oraz zupelnie odmiennym ukladzie kompozycyjnym. Wskazane roéznice
eliminujg zar6wno podobienstwo obu oznaczen, jak i prawdopodobienstwo wprowadzenia
konsumenta w blad — przy przyjeciu wzorca konsumenta uwaznego, rozsadnego, prawidlowo
poinformowanego, ktéry nabywajac wodke moze poréwnaé oba produkty i przyjrze¢ sie ich
opakowaniom.

Jednocze$nie, wymog calo$ciowego postrzegania znaku towarowego eliminuje
mozliwo$¢é porownywania jedynie ksztaltu butelki, stanowigcego cze$¢ znaku przestrzennego
(bez uwzglednienia etykiet, ich kompozycji, kolorystyki i innych oznaczen) z wzorem
produktu obowigzanego. Jest tak z nastepujacych wzgledow:

1. znak funkcjonuje na rynku jako calo$¢ — a przecietni konsumenci nie maja w zwyczaju
domysla¢ sie pochodzenia towaréw w oparciu o ich ksztalt lub ksztalt ich opakowan
przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementéw graficznych czy stownych (lub z
ich pominieciem);
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2. odmienna wykladnia przepisow doprowadzilaby do niedajacych sie zaakceptowac
skutkéw — gdzie ochrone uzyskiwalyby tylko niektore elementy tworzace przestrzenny
znak towarowy, ktére per se moga nie mie¢ elementu odr6zniajacego. W niniejszej
sprawie, poszukiwanie ochrony w przepisach rozporzadzenia 2017/1001 ze wzgledu
na podobienstwo ksztaltu butelki uprawnionego i obowiazanego — oznaczaloby, ze w
istocie znak przyznaje uprawnionemu wylaczno$¢ nie na oznaczona kompozycje
przestrzenng (butelka o oznaczonym ksztalcie z okreSlong etykieta), a na ksztalt
butelki. Podczas, gdy kompozycja tworzaca znak ma charakter unikalny, ksztalt
butelki w znaku nr 012525804 nie ma charakteru odrézniajacego, nawet w postaci
graweru ptaka. Tym samym, przedmiotowa wykladnia bylaby sprzeczna z
orzecznictwem, ktore wymaga dla ochrony przy pomocy znaku towarowego ksztaltu
produktu, aby ksztalt znacznie odbiegal od ksztaltu, ktorego spodziewaja sie
konsumenci w danym sektorze rynku (wyrok Sqdu z 19.9.2001 r., T-30/00, wyrok
ETS z 7.10.2004 r. C-136/02).

Analizujac z kolei znak 018080242 o graficznym przedstawieniu, jak ponizej:

i

Sad nie dostrzega podobienistwa w rozumieniu art. 9 rozporzadzenia nr 2017/1001 miedzy
znakiem towarowym uprawnionego, a opakowaniem produktu obowigzanego. Podobienstwo
to, tak, jak w przypadku znaku o numerze 012525804 eliminuja rézne nazwy produktu
zawarte w znaku towarowym uprawnionego oraz w opakowaniu produktu uprawnionego,
rozna kolorystyka i kompozycja etykiet oraz rozne proporcje butelek.

W szczegblnoéci, dla Sagdu miala znaczenie rézna nazwa znaku produktu zawarta w
znaku towarowym oraz w opakowaniu produktu obowigzanego. Eliminuje ona podobienstwo
koncepcyjne oraz fonetyczne. Ma takze decydujace znaczenie dla identyfikacji produktu przez
konsumenta — co powoduje, ze ewentualne podobienstwa innych elementéw majg mniejsze,
niz nazwa, znaczenie dla oceny podobienstwa.

Majac na uwadze powyzsze, Sad orzekl, jak w postanowieniu.

sedzia (del.) Agnieszka Golaszewska
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